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In re Patent Application of 


LERCHL et al 
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Group: 
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VERTRAG USER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regei 70 PCT) 



Aktenzeitften des Anmelders Oder Anwate 
0050/050777 


siehe Mittellung Qber die Gbersendung des imematJonalen 
WEITERES VORG EH EN vorfauffgen PrQftjngsberichts {Formblatt PCT/JPEA/41 8) 


Internationales Akteraeichen 


Internationales ArtmeidedatumfT ag/Monat/Jahr) 


Prioritatsdatum (TagMonaVTag) 


PCT/EPO0/O9245 


21/09/2000 


01/10/1999 


Internationale Patentkte&sffikatton (IPK) oder nattonaie Klassiflkation und IPK 
C12N15/82 


Anmelder 






BASF AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 . Dieser international© vorfaufige PrGfungsberfcrrt wurde von der mit der internatlonalen vorlaufigen Prflf ung beauttragten 
Behorde erstellt und wifd dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt 

2, Dieser BE RIGHT umfaBt insgesamt 7 Blotter elnschlieBlich dieses Deckbiatts. 

S AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, AnsprOchen 
und/oder Zeicftnungen, did geandert wurden und diesem Bericht zugrunde Begen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtlgungen (siehe Regal 70.16. und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtfinien zum PCT). 

Dies© Anlagen urnfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
( E Grundlage des Benefits 



II 


□ 


Priorftat 


111 




Keine Erstellung einee Gutachtens Qber Neuhoit, erfinderische Tatigkeit und gewerbtiche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Elnheitlicrtkeit der Erfindung 


V 


E3 


BegrOndete Feetstellung nach Artikel 35(2) hinstohtMch der Neuheit, der erfindertechen Tatigkeit und der 
gewerbHchen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErW&rungen zur StOteung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestfmmte angefQhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur intarnationalen Anmeldung 



Datum der Snretanung des Antrags 


Datum der Fertigstellung dieses Berlchts 




21/04/2001 


06.025002 




Name und Postanscnrm der mit der Jntemationalen voriaufigen 
PrQfung bsauftragten 8eh0rde: 

Europalsches Patarrtamt 

Ajm D-30298 MQnchen 
ST' Tel. +49 89 2399-0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmacrrtigtar Bedienstet r 

Rute, B 

Tel. Nr. +49 89 2399 7828 


( J] 
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INTERNATIONALER VORLAUF1GER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/09245 



1. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der intemationaien Anm eldung (Ematzbiatter, die dam Anmeldeamt auf sine 
Aufforderung nach Artikef 14 hin vorgelegt wurden, geiien im Rahmen dieses Berichte ais "ursprQngKch 
eingereicht* und sind ihm nicht beigefQgt, well sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 and 70, 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-25 ursprOngliche Fassung 

Patentanspriiche, Nr.: 

1 ,3*1 6 ursprOngliche Fassung 

2 mit Telefax vom 21/12/2001 

Zeichnungen, Blatter; 

1/4-4/4 ursprtingliche Fassung 

Sequenzprotokoll in der Besohreibung, Seiten: 
1-10, in der ursprOngiich eingerelchten Fassung. 

2. Hinsichtlich der Sprache: Al)e vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfQgung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Obersetzung, die fQr die Zwecke der intemationaien Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Verdffentiichungssprache der Intemationaien Anmeldung (nach Rege! 48.3(b)), 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der intemationaien vorl&uflgen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationaien Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminoaiuresequenz ist die 
Internationale voriaufige PrOfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQbrt worden, das: 

H in der intemationaien Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

SI zusammen mit der intemationaien Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtrSglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computertesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erkiarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Ober den 
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INTERNATIONAUER VORLAUF1GER 

prOfungsbericht 



Internationales Aktenzeich n PCT/E POO/09245 



Offenbarungsgehait der intemationalen Anmeidung im Anmeklezeitpunkt hinausgeht wurde vorgelegt 

□ Die Erklirung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schrtttlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefailen; 



S. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehait in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die seiche Anderungen enthalten, ist unter Punkt t hinzuweisBn;sie sind diesem Bericht 
beizuftigen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



111. Keine Erstellung ernes Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbllche Anwendbarkeit 

1. Folgende Tefle der Anmeidung wurden nicht daraufhin geprfjft, ob die beanspruchte Erflndung als neu, auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist; 

□ die gesamte Internationale Anmeidung. 
... .B AnsprQche Nr. 13-16. 



□ Die gesamte Internationale Anmeidung, bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fOr den keine Internationale voriSufige Pritfung durchgefQhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 



B Die Beschreibung, die AnsprQche Oder die Zeichnungen (tnachen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten AnsprQche Nr. 16 sind so unkiar, daS kein sinnvolies Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben)', 
slehe Beiblatt 

□ Die AnsprQche bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestOtzt, da(3 kein sinnvolies Gutachten erstellt werden konnte, 

8 FQr die obengenannten AnsprQche Nr. 13-15 wurde kein imemationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. E?ne sinnvolle intemationale vorlaufig PrQfung kann nicht durchgefQhrt werden, weil das Protokoll der Nukleotid 
und/oder AminosSuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschrfebenen Standarc 
entspricht: 



Formblatt PC7VIP£A/40$ (Fekter i-VHi # B!att2) (Juii 1998) 



□ 
□ 
□ 



Beschreibung, 

AnsprQche, 

Zeichnungen, 



Seiten: 
Nr.: 



Blam 



BegrQndung: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PROFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EPQO/09245 



□ Die schriftiiche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard, 

V. BegrGndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf Inderischen T§tigkelt und der 
gewerbliehen Anwendbarkeit; UnterJagen und Erklirungen zur StOtzung dieser Feststeliung 

1. Feststeliung 

Neuheit(N) Ja: AnsprQche 1-12 

Nein: AnsprOche - 

Erfinderische T§tigke(t (ET) Ja: AnsprOche 7, 1 1 , 12 

Nein: AnsprQche 1-6, 8, 9, 10 

Gewerblfche Anwendbarkeft (QA) Ja; AnsprOche 1-12 

Nein: AnsprQche - 

2. Unterlagen und Erklarungen 
eiehe Beiblatt 
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Pu nk* il l 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und 
gewerbliche Anwendbarkeit 

Anspruch 16 ist so unklar, dass eine PrQfung nicht moglich ist (Art. 6 PCT). Die in 
dem beschriebenen Verfahren genannte "Verbindung" ist nur durch funktionelle 
Kriterien charakterisiert. Es lasst sich daher nicht feststellen, ob bereits bekannte 
Verfahren zur Beseitigung von Pflanzenwuchs urrter besagten Anspruch fallen wQrden. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen 2ur Sttttzung dleser Feststellung 



Es wird auf die foigenden Dokumente verwiesen: 



D1: DATABASE EMBL [Online] ACCESSION NO: F14426, 20. Jul! 1995 (1995- 
07-20) MORRIS, P.C., ET AL.: 'A. thaliana transcribed sequence; clone YAY969; 
3' end; similar to GMP Synthase; Saccharomyces cerevisiae.' XP0021 67639 
D6; US-A-5 780 254 (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1 998 
(1998-07-14) 

D7: US-A-5 780 253 (SUBRAMANIAN VENKITESWARAN ET AL) 14. Juli 1 998 
(1998-07-14) 

D8: WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 19. Oktober 1995 (1995-10-19) 

D9: WO 98 1 0074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); SONNEWALD UWE (DE); 

BADUR RALF (DE); SC) 12. Mara 1998 (1998-03-12) 



1. Erfinderische Tatigkeit (Art. 33(3) PCT) 



1 .1 . Dokument D1 wurde als nachster Stand der Technik fur den Gegenstand des 
vorliegenden Anspruchs 1 identifiziert. Aus dem Unterschied zu vorliegender 
Anmeldung ergibt sich das Problem der Bereitstetiung einer kompletten kodierenden 
Sequ nz einer GMP-Synthetase aus anderen Pflanzen {Nicotiana tabacum und 
Physcomitrella patens). 
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Dokument D1 gibt an, daft die bereitgestellte Teilsequenz aus Arabidopsis 
thaliana Ahnlichkeit zu einer GMP-Synthetase aus S. cerevisiae aufweist. GMP- 
Synthetasen werden im Stand der Technik aid Ziel fur den Angriff von Herbiziden 
bezeichnet (s. z.B. D6: Sp. 3, Z. 58, 59; D7; Sp. 1, Z. 51-55; D9: S. 1, Z. 41-42 und Fig. 
1). Diese Lehre wurde fur den Fachrnann ausreichende Motivation darsteilen, die 
vollstandige Sequenz des in D1 beschriebenen Klons zu ermittein und mit diese r unter 
Zuhilfenahme bekannter Methoden (e,g. PGR, library screening) auch kodierende 
Sequenzen fur GMP-Synthetasen aus anderen Pflanzen zu isolieren. Der Fachrnann 
hatte dabei angesichts des Stands der Technik davon ausgehen kdnnen, mit 
ausreichend groSer Wahrscheinlichkeit zum Ziel zu gelangen. 

Auch die Expression einer solchen Sequenz in pro- oder eukaryontischen Zellen 
(Anspruch 6) mit dem Ziel der Synthese einer pflanzlichen GMP-Synthetase stellt ein 
Routineverfahren dar und ist daher nicht geeignet, einen erfinderischen Schritt zu 
begrOnden. 

Ebenso ist die Verwendung von rekombinanten GMP-Synthetasen in 
Aktivitatstests zur Identifizierung von Inhibitoren im Stand der Technik bekannt (z. B. 
D8: Screening for inhibitors of human GMP-synthetaee, Example 5 und 6). 

AnsprQche 1-6, 8 und 9 sind nicht erfinderisch im Hinblick auf Dl in Verbindung 

mit D6, D7, D8 oder D9 (Art. 33(3) PCT). 

1.2. Anspruch 10 ist auf ein Verfahren zur Identifizierung von Substanzen mit herbizider 
Wirkung, die die GMP-Synthetase Aktivitat in Pflanzen hemrnen, gerichtet. Alierdings 
ist besagter Anspruch nicht auf die in der Anmeldung beschriebenen Sequenzen oder 
Varianten davon beschrSnkt, sondern bezieht sich allgemein auf eine "DNA-Sequenz 
codierend fQr ein Enzym mit GMP-Synthetase Aktivit&t". Damit handeit es sich urn eine 
rein konzeptuelle Fomiulierung eines Screeningverfahrens fQr Inhibitoren der GMP- 
Synthetase mit herbizider Wirkung. 

D9 beschreibt die Herstellung transgener Pflanzen, welche das Enzym 
Adenylosuccinat Synthetase (ADSS) uberexprimieren. Diese Uberexprimierung fflhrt zu 
einer Resistenz dertransgenen Pflanzen gegenQber ADSS-lnhibitoren (S- 9, Z, 45- S. 
10, Z. 6). Es ist daher offensrchtlich, daf3 solche transgenen Pflanzen auch als negative 
Kontrolle in Screening- Verfahren zur Identifizierung neuer Inhibitoren verwandt werden 
kSnnen. D9 verweist auBerdem darauf, daft; "einige der an der Purinbiosynthese 
bet iligten Enzyme [...] potentielle Angriffspunkte fur herbizide Wirkstoffe dartsteilen]" 



i 

i 
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(S. 1,7.41,42). 

Das Konzept der Uberexprimierung von Enzymen der Purinbiosynthese zur 
Identifizierung von Inhibitoren ist damit nahegelegt und kann nicht als erfinderisch 
angesehen werden. 

Anspruch 10 ist nicht erfinderisch gegeniiber D9 (Art. 33(3) PCT). 

Ausserdem ist besagter Anspruch nicht ausreichend offenbart und von der 
Beschreibung unterstutzt (Art. 5 und 6 PCT)- Vorh'egende Anmeldung offenbart nur 
Verfahren auf der Basis der identifizierten GMP-Synthetasen und bietet keine Basis fur 
sine Ausweitung auf alle "DNA-Sequenzen codierend fQr ein Enzym mit GMP- 
Synthetase Aktivitat", 

1.3. AnsprOche 7, 11 und 12 betreffen Verwendungen der in der Anmeldung 
identifizierten GMP-Synthetasen fur die identifizierung von Inhibitoren dieses Enzyms 
mit herbizider Aktivitat. 

Obwohl die Bereitstellung der Nukleotid- oder Aminosauresequenz einer 
pflanzlichen GMP-Synthetase an sich nicht als erfinderisch angesehen werden kann 
(siehe 1 .1 .), war die Verwendung dieser Sequenz zur Identifizierung von GMP- 
Inhibitoren mit herbizider Wirkuna nicht naheliegend, 

D6 und D7 offenbaren eine Methode, urn Herbizide, die gezielt die GMP 
Biosynthese inhibieren, zu identifizieren (D6 und D7, EXAMPLE 3). Allerdings wird 
dabei die Wirkung des Inhibitors Mycophenolat auf die GMP-Synthase nicht eindeutig 
nachgewiesen, da zwei Enzyme, namlich IMP-Dehydrogenase Oder GMP-Synthase als 
target" der Inhibierung in Frage kommen. Somit ist die Targeteignung der GMP- 
Synthetase fur Herbizide fQr den Fachmann nicht offensichtlich. 

Auch D9 erwahnt die GMP-Synthetase nur zusammen mit anderen Enzymen der 
Purinbiosynthese, ohne Aussagen darOber zu machen, welches dieser Enzyme neben 
ADSS, fQr das eine solche Eignung demonstriert wird, besonders als "target" fQr 
Herbizide geeignet wire. 

Ansprflche 7, 1 1 und 12 sind erfinderisch (Art. 33(3) PCT). 
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tfeuer PatentaaS&ruch 2 

1. DHk-Sequen»en, die ttit der DHA-Sequena SEQ-ID NO: 1 Oder 
S SEQ-ID So* 3 gemoB Snepruch 1 Oder Teilen davon Oder Darivn- 
taa, die dux Ah Insertion, Deletion Oder Substitution von die- 
Boo Sequoo*en abgeleitet *iad, hytridi*ieren and f iir *in Pro- 
tedn kodieren, daa die biologiaeha Aktiviit oiwr GMP- 
Synthetase beaitzt, vobfii diss* DHA~Se«aena aine Homologie 
10 von minded tens S0% zu dec SBQ ID mil antweist. 
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VERTRAG cftk DIE INTERNATIONALE ZUSA J^ENARBEIT 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(ArtKsl 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwaits 
0050/050777 


WEITERES s,ehe Mitteiiung tiber die Qbermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/1SA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachatehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/09245 


Internationales Anmeidedatum 
(Tag/MonaWahr) 

21/09/2000 


(Fruheates) Priorltatsdatum (Tbg/Monat/Jahr) 

01/10/1999 


An m eider 

BASF AKTIENGESELLSCHAFT 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der internationalen Recherchenbehorde erstelit und wird dem Anmaider gem&fi 
ArtJkel 18 Gbermmelt. Eine Kopie wird dern internationalen BGro ubermittelt 

Dieser International© Recherchenbericht urotafct insgesamt Blotter. 

PH Daruber hlnaus llegt ihm joweils alne Kopie der in discern Berlcht genannten Unterlagen 2um Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichte 

a. Hinslchtlich der Spracho ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprachs ' 
durchgeranrt warden, in der sia eingereicht wurde, sofern unter dlesem PunKt nlchts anderes angageben Ist 

PI Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behfcrde eingereichtan Gbersettimg der iniemaiionaJerr 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgemhrtworden. 

b. Hinsichtllch der in der internatjonaJen Anmeldung offenbarten Nudeotld- und/oder Aminosaurosequenz ist die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das 

in der intematlonaJen Anmeldung in Schriflicner Form emhaftert 1st. 

zuaammen mit der internationalen Anmeldung fn computertesbarer Form eingereicht worden 1st, 
be! der Behorde nachtr&glich in schriftlicher Form eingereicht worden 1st. 
bei der Behdrde nachtraglich in computertesbarer Form eingereicht worden ist 

Die Erkiexung. da/3 das nachtraglteh eingereichte achriffllehe Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbe/ungsgehait der 
IntematlonaJen Anmeldung im Anmeldezeftpunkt hlnausgeht, wurde vorgeiegt. 

fj Die Erkiarung, daft die In computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schrtftllchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgeiegt. 



El 
x 



2. 
3. 



ITl Beatimmte Anspruche haben «lch ala nicht reeharchierbar 
□ Marrgeinde EmhelHIchkeit der Erf indung (siehe Fetd II)- 



(siehe Feid I). 



4. Hinslchtlich der Bezeiehnung der Erflrtdung 

PC] wird der vom Anmaider eingereichte Wortiaut genehmigt 
PI wurde der Wortiaut von der Behorde wle toigt festgeaetzt: 



5. Hinslchtlich der Zuiammenfaeeung 

|Y| wird der vom Anmelder eingereichte Wortiaut genehmigt 

\ti wurde der Wortiaut nach Regel 38.2b) in der in Feid III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
| [ Anmelder kann der Behorde innerhalb sines Monate nach dam Datum der Absendung dieses international 
Recherchenberichts ein© Stellungnahme vortegen, 

6. Foigende Abblldung der Zeiehnungun ist mlt der Zusammenfassung zu vertSffentllchen: Abb. Nr — L 



PH wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

j | weil der Anmelder saibst keine Abbildung vorgeschlagen hat 
Q wen diese Abbildung die Ertindung besser kennzeichnet 
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InteJfJJ^ialfts Aktenzelchen 

PCT/EP 00/09245 



^rs^ LA 4 S,F,2l I RUNG DE § ANMELDUNGSGEGENSTAMDES , 

IPK 7 C12N15/82 C12N9/00 C12N1S/52 G01N33/53 



Na.cn der Intomaitonalen Patantktassilikation (IPK) oder nach der natlonaten Masstfikatftn und der IPK 



B. ftECHERCHIERTE GEBIET5 



Recherchterter Mindestpaitetoff (Klassiflkaiionssystem und Klasstfikationasymbole ) 

IPK 7 C12N G01N 



Recherchterte aber ntchl zum Mindestprufstorf gehdrende VeroffenUlchungen, soweft diese unter die lecnercbteften Geblete fallen 



Wahrend oar imemaiTonalen Recherche koneultie*ie eiektrohfcwhe Datenbank (Name der Daienbank und ev«. verwendete Suchbegrtffe) 

EPO-Internal, EMBL, WPI Data 



C. ALSWBSENTUCMANQESEHEN5UNT5RLAQEN 



Katagorfe 0 


Bozetcftnung oar VerOffemllchung. sowelt artordarllch unter Angate der in Betraem kommeraten Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


X 


DATABASE EMBL 'Online! 

ACCESSION NO: F14426, 

20..JU11 1995 (1995-07-20) 

MORRIS, P.C., ET AL. : "A. thallana 

transcribed sequence; clone YAY969; 3* 

end; similar to SMP Synthase; 

Saccharomyces cerevlslae." 

XP002167639 

das ganze Dokument 


2 


X 


DATABASE EMBL 'Online! 

ACCESSION NO: AW04122S, 

17. September 1999 (1999-09-17) 

D'ASCENZO M. , ET AL. : "EST2B4092 tomato 

mixed elldtor, BTI Lyeopersicon 

esculentum cDNA clone" 

XP002167640 

das ganze Dokument 

-/- 


2 



HI 



waiters Ver6fferrtllchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnenman 



[)(""] SJehe Anhang Patentfamilie 



» Beaondere Kaiegorien von angegebenan Verdftentltohungan 
•A' VQffiffenittcnung, dto den aligemeinen Stand der Technik deTmterl, 
aber nlcm ate Deeonders baoeutsam anzusenen ist 



alte res Dokument das Jedoeh eret am odar nach dam intematlonaien 
Anmeuedatum verfltfenitlcht worden ist 



T Spates veroffentlicrtung, die nach dem Intemationaien Anme Ida datum 
Oder dem PrlGfitfitfidatum veroffentljcht woman ist und mit der 
Amneldung nieht kolOdlen, aondem nur 2um Verstandnls dea der 
erflndungjnj^undetie^endan Prlhztpa Oder der ihr zugrundellegendan 



iris angsgeban tef 

•X* VerGffefflllcnuna von besonderer Bedautung: die beanspruchte Erf in dung 
1/ Verfiffenillchung. die geeignet ist, einen Priomatsanspruch zweif eihaft er- kann attain aufgrund dteser Verdffenilichung nicht ate neu odor auf 
schainen zu lasseft, Oder durch die das Vertffentttchungsoatum ainer erfmdenscher TaUgkett beruhend batrachtet warden 

andaren lm Recrterchenbaricht genanntan Veroffentlichung balagr warden 
zott odar d)a aus elnsm anderen beaondaran Grund angegeben ist (wfe 



ausgsfuhrl) 

'C VerSffsnUlchung, dte aicn auf etne mOndltehe Offenbarung. 

eine Benutzung, eine Auaetellung oderandere Maflnahmen beziaht 
VeroftentHchung. die vor dam Internationale* Anmeldadatum, aber nach 



■Y* Vardffemfldiung von beaonderer Bedeutung; die beansprucnte Erfindung 
kann nteht als auf erRnderfccher Tatigkalt beruhend betrachtet 
warden, wenn die verdfrenttlchung mtt ainer odar meh reran andaran 



Veroffentllcftungen diaser Kategorte In Verbindung gebraoht wird und 

> Verbindung fur einen Facrtmann naheUsgand i«t 
Varotfenillchung, die MRgted darsefeen Patentfamiife 1st 



Datum das Abscnlusees dar internaitonaten Recherche 

17. Ma1 2001 


Absendedatum das imematlonaJen Racnerohenberichts 

31/05/2001 


Name und Poetanscnrirt der Intemationaten RecherchenbahSnte 
europSisches Patentamt, P.B> 5818 Patentlaan 2 
NL - 22 BO HV RfjswiJK 

TeL (+31-70) 3*0-2040, T)l 31 651 epo nt, 
Fax (+31-70) 340-3016 


aevoftmacmlgter Bedlenatatar 

Maddox, A 



Formtmtt PCT/ISAA10 (Blatt 3) (Juli 1088) 
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InMriHUBiiBJee Aktonzetehtn 

PCT/EP 00/09245 



C.(Fortsemjng) ALS WBSENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der VsrOffentschung, soweit erfofderlich unter Angabe der in Betraeht tommsnden Talle 



Beir. Anaprucn Nr. 



X 
A 



P.X 



EP 0 927 761 A (BASF AG) 
7. Ouli 1999 (1999-07-07) 
SEQ ID N0S;10 und 11 



DATABASE EMBL 'Online! 
ACCESSION NO: AC011622, 

11. Oktober 1999 (1999-10-11) 

LIN, X., ET AL.: "Arab1dops1s thai Una 
chromosome 1 BAC F2407 genomic sequence, 
complete sequence." 
XP002167641 

/products "GMP synthase; 61700-64653" 

DATABASE EMBL 'Online! 

ACCESSION NO: AW127061, 

24. Oktober 1999 (1999-10-24) 

QUATRANO, R. , ET AL.: M ga20f03,yl Moss 

EST library PPU Physcomltrella patens cONA 

clone PEP_SOURCE_ID:PPU021506 5' similar 

to TR:066601 066601 GMP SYNTHASE . ;,mRNA 

sequence. " 

XP002167642 

das ganze Dokument 

US 5 780 254 A ( SUBRAMANI AN VENKITESWARAN 
ET AL) 14. Jul1 1998 (1998-07-14) 
das ganze Dokument 

US 5 780 253 A (SUBRAMANI AN VENKITESWARAN 
ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) 
das ganze Dokument 

WO 95 27789 A (SYNTEX INC) 
19. Oktober 1995 (1995-10-19) 
das ganze Dokument 

WO 98 10074 A (BASF AG ;LERCHL JENS (DE); 
SONNEWALD UWE (DE); 8ADUR RALF (DE); SC) 

12. MSrz 1998 (1998-03-12). 
das ganze Dokument 
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1,3-12 



1-12 



1-12 



1-12 



1-12,16 
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internauoneieeAKtenzeichenPCTyEP 00 A9245 



WE1TERE AN GAB EN PCT/ISA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 . 
AnsprOche Nr. : 13-15 



Die geltenden Patentanspruche 13-15 bezlehen sich auf ein Produkt/eine 
Verblndung/, Jewells charakterlslert durch e1ne erstrebenswerte Eigenheit 
oder Eigenschaft, nimllch GMP synthetase Inhlbitoren. Die Patentanspruche 
umfassen daher alle Produkte etc., die dlese Eigenheit oder Eigenschaft 
aufwelsen, wohlngegen die Patentanmeldung StGtze durch die Beschrelbung 
im S1nne von Art. 5 PCT fQr kelnen solchen Produkte etc, Hefert. Im 
vorliegenden Fall fehlen den Patent ansprOchen die entsprechende St0tze 
bzw. der Patentanmeldung die notlge Offenbarung In elnem solchen MaBe, 
da8 e1ne s Inn voile Recherche Qber den gesamten erstrebten Schutzbereich 
unmSgllch erschelnt. Desungeachtet fehlt den Patent ansprQchen auch die in 
Art* 6 PCT geforderte Klarhelt, nachdem in 1hnen versucht wird, das 
Produkt/Verfahren/d1e Verblndung Qber das jewel! s erstrebte Ergebnls zu 
deflnieren. Auch dleser Mangel an Klarhelt 1st dergestalt, daB er e1ne 
slnnvolle Recherche fiber den gesamten erstrebten Schutzbereich unmSgllch 
macht. Daher wurde kelne Recherche durchgefuhrt 

Der Anmelder w1rd darauf hlngewiesen, daB PatentansprCiche, oder Telle von 
Patent anspruchen, auf Erfindungen, fQr die keln International er 
Recherchenberlcht erstellt wurde, normal erweise nlcht Gegenstand elner 
Internationalen vorliuflgen Prflfung se1n kSnnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der Internationalen vorl&uflgen PrUfung 
beauftragte Behorde wird das EPA also In der Regel kelne voriaufige 
Prufung fQr SegenstSnde durchfQhren, zu denen kelne Recherche vorllegt. 
Dies gilt auch fQr den Fall, daB die PatentansprCiche nach Erhalt des 
internationalen Recherchenberlchtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fOr den Fall, daB der Anmelder 1m Zuge des Verfahrens gemSB Kapitel II 
PCT neue PatentansprCiche vorlegt. 
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INTERNATIONALER RECH ERCHEN B ERICHT 



atronaies Akten2alchen 
PCT/EP 00/09245 



Feld f Bemerkungen zu den AnsprOchen, die sich als nicht rechenchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 

GemaJ3 Artikel 17{2)a) wurde aus folgenden GrOnden fOr bestimmte Ansprtiche Keln Recherchenberleht er$tellt: 
1. Anspriiche Nr. 

well sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Beharde nicht verpflichtat ist T namfich 



2. 2j AnspracheNr. 13-15 
well sie sich auf Telle der intematti 
daa aine sinnvolie Internationale F 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



wajj sie sich auf Telle der lntemaflonalen Anmeidung beriehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenlg entsprechan. 
dai3eme sinnvolie Internationale Recherche rtlcht durchgefOhrt warden kann, namiich 



3. O Ansprttehe Nr. 

wall es sich dabei urn abhangige AnsprOche handeit, dia mcht antapmchend satz 2 und 3 der Regal 6,4 a) abgefaftt sind. 

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Eiftheittichkeft der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 
Die Internationale Recherchenbehfirde hat festgestellt, daB diasa Internationale Anmeidung mehrere Ertlndungan enthait 



1 . | 1 Da der Anmeldar alle erforderttchen zusfitzllchen Recharchengebahren rachtzaltig entrichtat hat, erstreckt sfeh dlesar 
1 — 1 intematlonale Recherchenberleht auf alle recherehierbaren Ansprflehe, 

2 | I Da Kir alle recherchlerbaren Anspriiche die Recherche ohne efnen Arbeitsaufwand durchgeftthrt warden konnte, der elne 
1 — 1 zusatzlicha RecherchengebQhr gereehttertlgt hatte, hat die BehcYde nicht zur Zahlung elner eolchen Gebiihr aufgafordert. 



3. Da der Anmeider nur einige dar erfordarttehen zusatjflehen Recherchengebartren rechtzeitfg entrichtat hat, ©rstrackt sich diacer 
1 — l intematlcnale Recherchenberleht nur auf die AnsprGcha, fur die GebGhren entrichtat worden sind, namllch auf die 
Ansprtiche Nr. — 



4. LJ Der Anmeider hat die erfordefltehen zusatzllchen RecherchengebQhren nicht rechteelUg entrtahtet Der Internationale Recher- 
chanbertcht beschrankt sich daher auf die In den AnsprOchen zueret erw$hnte Erfmdungi dlese 1st in folgenden Anspriichen er- 
faftt; 



Bemerkungen hin Ichtiich einas Widersprudie | J Die zusatzlichen GebGhren wurden vom Anmeider unter Widerspruch gezahtt. 

[ [ DlezaWungzusatzlicherRechefchengebiJhren ertolgte ohne Widerspruch. 
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IntsmaBBlas AMenzelchen 

PCT/EP 00/09245 



angefUhrt s Patamd kumant 


Hoitnn War 

VereftentHchung 


MKg«e<Her) eter 
Fatentfamilie 


Datum der 
VertJffentllchung 


EP 0927761 A 


07-07-1999 


CN 


1227870 A 


08-09-1999 






CN 


1283229 T 


07-02-2001 






MO 


9933993 A . 


08-07-1999 






EP 


1040193 A 


04-10-2000 






JP 


11243975 A 


14-09-1999 



US 5780254 


A 


14-07-1998 


KEINE 






US 5780253 


A 


14-07-1998 


KEINE 






W0 9527789 


A 


19-10-1995 


US 
AU 
US 
US 


59653S0 A 
2233095 A 
S789216 A 
5998186 A 


12-10-1999 
30-10-1995 
04-08-1998 
07-12-1999 


W0 9810074 


A 


12-03-1998 


AU 4553097 A 
BR 97U658 A 
EP 0927246 A 
JP 2001500008 T 


26-03-1998 
24-08-1999 
07-07-1999 
09-01-2001 



05/30/02 08:35 FAX 703 305 3230 


USPTO/PCT OPEP 


IgjOOl 










*** RX REPORT *** 










RECEPTION OK 






TX/RX NO 


8363 




CONNECTION TEL 


703 816 4100 




SUBADDRESS 






CONNECTION ID 






ST. TIME 


05/30 08:32 




USAGE T 


02 r 49 




PGS. 


15 




RESULT 


OK 





